Die Priifungsmethode bei der Beurteilung der Erfindungshohe nach
deutschem Recht unter besonderer Beriicksichtigung der Praxis des
Bundespatentgerichts1

Jochen Pagenberg *)

I. Problemstellung

Uber die Erfindungshéhe ist schon sehr viel geschrieben und diskutiert wor-
den, und der Verfasser betrachtet sich hier durchaus als "Mitschuldiger". Die-
ser Aufsatz will daher den bisherigen Vorschldgen fiir die Bestimmbarkeit
dieses Rechtsbegriffs keinen neuen hinzufiigen 1). Im Folgenden soll viel-
mehr eine Darstellung der deutschen Praxis gegeben werden, die, aus Anmel-
dersicht wird es immer wieder beklagt, von einer idealen und vor allem ein-
heitlichen Priifmethode hédufig weit entfernt ist 2). Es ist hier nicht die Rede
von der Unsicherheit und mangelnden Voraussehbarkeit des Ergebnisses bei
der Priifung auf Erfindungshdhe in einem speziellen Fall, die auch bei der
Beurteilung eines ProzeBausgangs zu anderen Sachverhalten, wo es um die
Beurteilung von Rechtsbegriffen geht, hingenommen werden muf3. Die Rede
ist hier vielmehr von der Uneinheitlichkeit des Priifungsvorgehens bei der
Beurteilung der Erfindungshohe im Deutschen Patentamt und den Senaten
des Bundespatentgerichts, und hier insbesondere bei der Bewertung der Be-
weisanzeichen flir Erfindungshdhe. Hier kann geradezu von zwei verschiede-
nen "Richtungen" gesprochen werden, und an jedem einzelnen Zuriickwei-
sungs- bzw. Erteilungsbeschlufl 148t sich ablesen, welcher Richtung der je-
weilige Priifer bzw. Senat anhédngt. Dies soll beispielhaft durch die Gegen-
iiberstellung von Zitaten des Bundespatentgerichts einerseits und solchen des
Bundesgerichtshofs andererseits verdeutlicht werden'

Bundespatentgericht:
Die Anerkennung von Beweisanzeichen fiir Erfindungshohe ist un-
wirksam, wenn die Erfindungshéhe aus unmittelbaren Griinden nicht

gegeben ist 3)

und

! GRUR 1980, 766-775
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Der Anspruch 1 ist daher mangels Erfindungshéhe nicht gewdhrbar.
Da das Fehlen der Erfindungshéhe, wie vorstehend ausgefiihrt wurde,
aus dem Stand der Technik in Verbindung mit dem Wissen des ein-
schligigen Fachmanns resultiert, war es entbehrlich, auf Indizien ge-
stiitzte Hilfserwdgungen anzustellen 4) .

Bundesgerichtshof:

(Die Beschwerdeentscheidung war aufzuheben) weil den Griinden des ange-
fochtenen Beschlusses... nicht mit Sicherheit entnommen werden kann, ob die
Beweisanzeichen bei der vom Beschwerdesenat fiir erforderlich gehaltenen
Abwdigung der fiir und gegen das Vorliegen der Erfindungshéhe sprechenden
Anhaltspunkte Beriicksichtigung gefunden haben 5)

und

Wenn ein neuer Vorschlag an sich durch den aus Druckschriften zu
entnehmenden Stand der Technik "nahegelegt” zu sein scheint, dann
konnen derartige Umstdnde (vorher abgehandelte Beweisanzeichen)
dafiir sprechen, daf3 der Vorschlag fiir den Fachmann doch nicht so
nahe, sondern daf er fern gelegen hat... Der Beschwerdesenat hdtte
sich daher, wenn er die Erfindungshohe der streitigen Anmeldung
verneinen wollte, mit dem genannten Vortrag der Anmelderin ausei-
nandersetzen miissen 6).

Die Gegeniiberstellung von Zitaten des Bundespatentgerichts einerseits und
des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs andererseits ist nicht zufillig.
Vielmehr zeigt die Praxis insbesondere im Erteilungs- und Einspruchsverfah-
ren, dafl die seit Jahrzehnten entwickelte hochstrichterliche Rechtsprechung
zur Behandlung von Beweisanzeichen von einer Reihe der (Beschwer-
de)Senate nicht zur Kenntnis genommen oder offensichtlich miBverstanden
wird und sich hier eine Fehlentwicklung abzeichnet, die nur durch eine ein-
deutige klarstellende Entscheidung des Bundesgerichtshofs gedndert werden
kann. DaB keinesfalls von einer Fehlinterpretation durch das Bundespatentge-
richt gesprochen werden kann, sei an dieser Stelle bereits festgestellt, hierzu
werden im Folgenden noch Beispiele genannt werden7). Aus den zitierten
Entscheidungen des Bundespatentgerichts wird deutlich, dall bei den betref-
fenden Senaten offensichtlich bereits im Ansatz ein von der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs abweichendes Verstindnis dariiber besteht, welche
konkrete Priifungsreihenfolge oder welcher aus logischen und rechtlichen
Griinden geforderte konkrete Aufbau 8) bei einem Zuriickweisungsbeschlufl
einzuhalten ist.
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Die Priifungsmethode in den hier angesprochenen Entscheidungen des Bun-
despatentgerichts besteht darin, daf3 bei der Priifung der Erfindungshohe zu-
nichst die Erfindung mit den Entgegenhaltungen aus dem Stande der Technik
verglichen wird und deren mehr oder weniger grofle "Néhe" mit dem Urteil
"naheliegend" oder "nicht-naheliegend" bewertet wird. Erst "danach" wird
eine sehr hdufig als "Hilfserwéigung" bezeichnete erginzende Behandlung der
Beweisanzeichen angefiigt mit der meist einheitlichen Bemerkung, daf3 die
Beweisanzeichen das gefundene Urteil "stiitzen" oder angesichts des Mangels
an Erfindungshohe "belanglos" sind 9) . Hierfiir ist etwa folgender Leitsatz
typisch:

Ein Mangel an Erfindungshohe kann grundsdtzlich nicht durch gel-
tend gemachte Vorteile ausgeglichen werden 10) .

Ubertréigt man diese Art der Beweisanzeichenbewertung auf das Strafrecht,
wo Indizien auch dem Nichtjuristen ein Begriff sind, so miilite man etwa bei
der Beurteilung der Téterschaft eines des Mordes Verdédchtigen "zunéchst"
samtliche Beweisanzeichen (Indizien) als irrelevant ausscheiden. Die Beurtei-
lung wiirde sich vielmehr allein auf "unmittelbare Umstédnde" beschrénken,
d.h. auf eine Bewertung von Opfer und mutmafBlichem Titer, insbesondere
auf die Charaktereigenschaften des Letzteren und die darauf gestiitzte (sub-
jektive) Bewertung, ob der Betreffende als Téter in Frage kommt. Nachdem
dann aufgrund der gesellschaftlichen Stellung des Angeklagten, seiner Schul-
bildung, seiner bisherigen Unbescholtenheit, seines hoflichen und gepflegten
Auftretens vor Gericht dieses zu dem Eindruck gelangt ist, die Tat sei jenem
keinesfalls zuzutrauen, wischt es Indizien wie das fehlende Alibi, Blutflecken
auf dem Mantel, das aufgefundene Messer und vielleicht sogar Fingerabdrii-
cke mit der Bemerkung beiseite, hierauf konne es nun nicht mehr ankommen,
da der "unmittelbare Eindruck" die Téterschaft widerlegt habe.

Auch der entgegengesetzte Fall wiirde zweifellos von jedem logisch denken-
den Menschen als Fehlurteil qualifiziert, wenn ndamlich der Richter aus sei-
nem Gefiihl zu einem "schuldig" kdme, ohne zu begriinden, warum er die
Fingerabdriicke eines Dritten auf der Tatwaffe als "unerheblich" betrachtet.

DaB} solche Entscheidungen wegen schwerwiegender Verstofe gegen die Er-
fahrungs- und Denkgesetze kaum einer Revision standhalten diirften, ist of-
fensichtlich 11). Dieses Ergebnis zeigt in anschaulicher Weise, daB ein Auf-
bau einer Entscheidungsbegriindung, wie sie in dem oben zitierten Beschlul3
12) zu finden ist, aus den gleichen Uberlegungen als rechtsfehlerhaft zu gel-
ten hat. Denn auch dort kommt der Senat in einem ersten Teil der Griinde
bereits zu einem endgiiltigen Urteil iiber die Erfindungshohe, also das Nahe-
liegen fiir den Fachmann. Danach definiert er diesen Fachmann (obwohl die-
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ser Fachmann ihm bereits vorher als Mal3stab fiir das Naheliegen hétte dienen
sollen), was zusédtzlich das MiBBverstindnis {iber den aus logischen Griinden
einzuhaltenden Begriindungsaufbau aufzeigt. Erst in einem letzten Teil
schlieBlich kommt die Entscheidung auf die Beweisanzeichen zu sprechen,
deren Anerkennung in diesem Stadium angeblich "unwirksam" ist; gemeint
ist offenbar, dall deren Beriicksichtigung aufgrund des gefundenen Ergebnis-
ses unerheblich sei.

Auch wenn die Beispiele etwas ,,hinken* mogen, so diirfte der Einwand "im
Strafrecht ist das etwas anderes" nicht liberzeugend sein, da der Begriff der
Indizien im Beweisrecht ein einheitlicher ist und deren Behandlung durch die
Tatsacheninstanz nicht deshalb unterschiedlich sein darf, weil in einem Fall
eine Freiheitsstrafe droht und in einem anderen "nur" der Entzug oder die
Vorenthaltung des Eigentums an einem gewerblichen Schutzrecht.

Um beim Bild des Strafrechts zu bleiben: Der Richter mu3 im zweiten Fall
beziiglich der Fingerabdriicke eines Dritten z. B. dem Hinweis nachgehen,
dal3 diese Abdriicke durch einen Polizisten verursacht wurden, der dic Waffe
unvorsichtig aufgehoben hat, oder durch den Arzt, der das Opfer zu retten
versuchte. Erst wenn dieser Zweifel ausgerdumt ist, kann evtl. unterstellt
werden, dal der Tater Handschuhe getragen hat usw.

Fiir ein Indiz des Patentrechts bedeutet dies, da3 ein angeblich iiber Jahre in
der Fachwelt bestehendes Vorurteil gegen die erfindungsgemiBle Losung e-
benfalls nur konkret widerlegt werden kann 13) , z. B. durch den Nachweis,
dal3 dieses Vorurteil zwar 10 Jahre lang in der Literatur nachweisbar war, daf3
aber bereits 5 Jahre vor der Anmeldung der Erfindung dieses Vorurteil ausge-
rdumt wurde, und zwar nicht durch einen im Bayerischen Wald gehaltenen
Vortrag eines Aullenseiters, sondern z. B. durch einen in einer Standardzeit-
schrift abgedruckten Aufsatz eines der fiihrenden Spezialisten der Branche.
Die hier kritisierte Auffassung der zitierten Entscheidungen sieht dagegen
keine prozessuale Notwendigkeit, die Relevanz der vorgetragenen Indizien zu
widerlegen, um damit das Naheliegen zu begriinden. Der Einfachheit halber
wird ihnen stattdessen der Beweiswert abgesprochen und das Vorliegen von
Erfindungsh6he auch bei einer Vielzahl von nachgewiesenen Beweisanzei-
chen verneint. Die Griinde fiir dieses offensichtlich stark ausgeprigte Mif3-
verstidndnis sind nach hier vertretener Auffassung zumindest teilweise prozes-
sualer Natur; auf sie soll im folgenden zunichst eingegangen werden.

II. Die Rechtsbeschwerde geméB § 41 p III Ziff. 5 PatG

Die zitierte Praxis eines Teils der Senate des Bundespatentgerichts konnte
deshalb ein gewisses Eigenleben entwickeln, ohne vom Bundesgerichtshof
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bisher korrigiert zu werden, weil gegen die Beschliisse des Bundespatentge-
richts in der Praxis Rechtsmittel nicht mdglich sind. Zwar gibt es die Rechts-
beschwerde nach § 41 p PatG, diese mull aber geméfl Abs. 1 vom Bundespa-
tentgericht ausdriicklich zugelassen werden. Geméaf3 Abs. 3 besteht eine zu-
lassungsfreie Rechtsbeschwerde nur, wenn eines der abschlieBend aufgezéhl-
ten prozessualen Grundrechte verletzt worden ist, dhnlich wie dies gemil3 §
551 ZPO der Fall ist. Der haufigste Grund, der von Anmeldern immer wieder
angefiihrt wird, ist § 41 Abs. 3 Ziff. 5, ndmlich, da3 der BeschluB3 des Bun-
despatentgerichts "nicht mit Griinden versehen ist".

Von Gesetzes wegen ist das Bundespatentgericht gehalten, seine Entschei-
dungen zu begriinden (§ 41 h Abs. 1 Satz 2, § 41 i Abs. 2 PatG). Diese Be-
griindungspflicht wird vom Gesetzgeber auch fiir sehr wichtig gehalten, da es
bei der Vereinfachungsnovelle der ZPO abgelehnt wurde, die Anwendbarkeit
des § 313 a ZPO n. F., der die Moglichkeit beinhaltet, mit Einverstdndnis der
Parteien auf eine Urteilsbegriindung in erstinstanzlichen Verfahren zu ver-
zichten, auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht zu erstrecken. Auch
zeigt die Sanktionierung der unterlassenen Begriindung in § 41 p Abs. 3 Ziff.
5, da eine Uberwachung durch die hohere Instanz durchaus gewollt war 14) .

Enttduschte Anmelder bedienen sich denn auch dieses Instruments mit be-
wundernswerter Ausdauer, allerdings fast immer ohne Erfolg 15). Zwar mul3
sich der Bundesgerichtshof zwangslaufig mit der Behauptung der fehlenden
Begriindung auseinandersetzen, in der Mehrzahl der Fille sieht er sich aber
aullerstande, die Entscheidung des Bundespatentgerichts zu korrigieren, weil
seine Nachpriifungskompetenz durch die zitierte Vorschrift zu sehr einge-
schrankt ist. Interessant ist, dall im Strafrecht der fast wortlich libereinstim-
mende absolute Revisionsgrund des § 338 Ziff. 7 StPO zugunsten einer weit-
gehend unbeschriinkten Uberpriifung auch der richtigen Begriindung der In-
stanzurteile ausgelegt wird, so da3 etwa zum Indizienbeweis das Oberlandes-
gericht Bremen feststellen konnte'. Die Nichtberiicksichtigung bekannter Tat-
sachen bei der Beweiswiirdigung kann einen materiellrechtlichen Mangel des
Urteils darstellen. Insbesondere beim Indizienbeweis muf3 sich das Tatgericht
bei der Beweiswiirdigung liickenlos mit allen festgestellten Beweisanzeichen
auseinandersetzen 16) . Im Patentrecht wird dagegen das Vorliegen eines Be-
griindungsmangels im Sinne des § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 weit restriktiver inter-
pretiert, wobei der Bundesgerichtshof auf die Rechtsprechung zur gleichlau-
tenden Vorschrift des § 551 Nr. 7 ZPO verweist 17) .

Eine grundlegende Entscheidung zu § 41 p III Ziff. 5 PatG ist der Beschluf3
des Bundesgerichtshofs vom 28. November 1963 18) . Der Anmelder hatte
vorgetragen, dal} in der Fachwelt Hemmungen und Vorurteile im Hinblick auf
die von ihm gefundene Losung bestanden hitten: hierauf sei das Bundespa-
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tentgericht nicht eingegangen. Der Bundesgerichtshof machte unter Wiirdi-
gung der Urteilsgriinde des Bundespatentgerichts deutlich, dall sich dieses
ausfithrlich mit dem Stand der Technik und den Erkenntnissen des Fachman-
nes auseinandergesetzt habe, aufgrund dieser Uberlegungen habe es die Er-
findungshohe vereint, ohne allerdings auf das behauptete Vorurteil und den
aullerdem angefiihrten erheblichen Fortschritt einzugehen. Dies kdnne aber
nicht iiber § 41 p Abs. 3 Nr. 5 geriligt werden. " Einzelne Tatsachen, aus de-
nen nach der Lebenserfahrung auf das Vorliegen einer anderen Tatsache ge-
schlossen werden kann, die wiederum erst eine Rechtsfolge auslost, konnen
nicht als selbstindige Angriffs- und Verteidigungsmittel angesehen werden."
In dem Ubergehen eines solchen Vertrags "Konnte allenfalls eine Unvoll-
standigkeit der Begriindung bei der Beurteilung der Erfindungshohe gesehen
werden, denn der durch eine neue Losung erzielte technische Fortschritt ge-
geniiber bisher bekannten Losungen ist nur eines der Momente, die fiir die
Beurteilung der Frage, ob eine erfinderische Leistung vorliegt, die Erteilung
eines Patents rechtfertigt, eine Rolle spielen."

Die Entscheidung "Oberflichenprofilierung" 19) betraf einen Antrag des
Anmelders auf Einholung eines Sachverstindigengutachtens zum Nachweis
eines in der Fachwelt bestehenden Vorurteils. Das Bundespatentgericht hatte
den Antrag libergangen, und der Anmelder riigt dies mit der Rechtsbeschwer-
de. Der Bundesgerichtshof entschied, da3 die Einholung eines Sachverstindi-
gengutachtens kein "selbstdndiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel" sei,
dasselbe gelte fiir die Behauptung eines Vorurteils. Zwar konne das Bestehen
eines Vorurteils einen Anhalt fiir die Beurteilung der Frage der Erfindungs-
hohe bieten. Anhaltspunkte oder Beweisanzeichen, aus denen erst mittelbar
auf das Vorliegen der Voraussetzungen fiir den Eintritt einer bestimmten
Rechtsfolge geschlossen werden konne, seien fiir sich allein nicht rechtsbe-
griindend. Falls ein derartiges Vorbringen iibergangen sein sollte, "wiirde
darin allenfalls eine Unvollstandigkeit, aber kein Fehlen der Griinde im Sinne
von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zu erblicken sein".

Als Quintessenz dieser Rechtsprechung ist festzuhalten, was fiir manchen
Anmelder vielleicht schwer einzusehen ist, ndmlich, dall § 41 p Abs. 3 PatG
eine Institution ist, die lediglich gravierende Verfahrensfehler des Bundespa-
tentgerichts der Uberpriifung durch den Bundesgerichtshof {iberantwortet.
Das bedeutet, da3 der Bundesgerichtshof selbst dann nicht autheben kann,
wenn er eine ins Auge fallende Fehlbeurteilung feststellt. Denn § 41 p Abs. 3
Nr. 5 dient, wie der Bundesgerichtshof immer wieder betont, ausschlielich
der Sicherung des Begriindungszwangs, jedoch nicht der Sicherung einer
richtigen Rechtsprechung 20).

Das Bundespatentgericht kann zwar nicht auf eine Begriindung fiir die Ver-
neinung der Erfindungshohe vollig verzichten und es sich auch nicht lediglich
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auf formelhafte Wendungen zuriickziehen. Wenn es aber einige Druckschrif-
ten zitiert und daraus schlieft, der Gegenstand der Erfindung sei fiir den
Fachmann naheliegend gewesen, so wird diese "Uberzeugung" im Allgemei-
nen ausreichen.

Das Bundespatentgericht kann den Nachweis von Beweisanzeichen auch vol-
lig iibergehen oder ihnen Relevanz damit absprechen, sie seien in Wirklich-
keit gar nicht nachgewiesen worden 21). Auch Ausfiihrungen zum allgemei-
nen Fachwissen, die durch nichts belegt sind, in sich widerspriichliche und
unlogische Ausfiihrungen, kénnen nicht mit der Ziffer 5 geriigt werden 22).
Hierfiir mufl die Rechtsbeschwerde vielmehr gemil § 41 p Abs. 2 ausdriick-
lich zugelassen werden, wobei dem Bundespatentgericht allerdings trotz der
scheinbar zwingenden Formulierung ("ist zuzulassen") ein weiter Beurtei-
lungsspielraum bleibt 23), gegen den es nicht einmal eine Nichtzulassungsbe-
schwerde gibt 24).

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurde hier deshalb etwas aus-
fiihrlicher dargestellt, weil die Weigerung dieses Gerichts, sich der Beweisan-
zeichen im Rechtsbeschwerdeverfahren anzunehmen - wozu aus prozessualen
Griinden (jedenfalls nach herrschender Auffassung der ZivilprozefBrechtler)
keine Moglichkeit besteht -, von einem Teil der Senate des Bundespatentge-
richts auch fiir die Tatsacheninstanz als zulédssige Praxis verstanden wird. Die
unter II zitierten Urteile des Bundesgerichtshofs werden fdlschlich dahin in-
terpretiert, dal der X. Zivilsenat eine Abqualifizierung der Beweisanzeichen
billige und deren Nichtberiicksichtigung bei der Entscheidungsfindung daher
dem geltenden Recht entspreche. Es wird iibersehen, dafl es der Bundesge-
richtshof aus prozessualen Griinden in all diesen Entscheidungen dahinge-
stellt sein 146t, ob die geriigten Begriindungen richtig oder unrichtig sind, weil
dies gerade mit § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 nicht iiberpriift werden kann. Die betref-
fenden Senate des Bundespatentgerichts verkennen, dall die Verneinung eines
Begriindungsmangels im Sinne von § 4 p III es nicht ausschlie8t, dal das
angegriffene Urteil eine mangelnde Begriindung enthilt oder gar eine Fehl-
entscheidung darstellt; nur ist es dem Bundesgerichtshof verwehrt, dies bei
einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde festzustellen. Da3 der Bundesge-
richtshof die geschilderte Praxis des Bundespatentgerichts keineswegs billigt,
zeigt sich in den Fillen, wo eine Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist
oder die Begriindung des Bundespatentgerichts derart verworren war, daf3 die
Rechtsbeschwerde als begriindet angesehen worden war, so dafl der Bundes-
gerichtshof eine umfassende Uberpriifung des Beschwerdebeschlusses vor-
nehmen konnte. Dies wird unter IV. gezeigt werden.

[II. Zuséatzliche Auswirkungen auf andere Bereiche des Priifungsverfahrens
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Bevor die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs derjenigen des Bundespa-
tentgerichts gegeniibergestellt wird, soll noch auf weitere Auswirkungen hin-
gewiesen werden, die neben der allgemeinen Unsicherheit fiir den Anmelder
aus der Weigerung der Priifungsinstanzen erwachsen, sich mit den fiir die
Patentfdhigkeit sprechenden objektiven Fakten zu befassen.

Es ist einleuchtend, da3 die Zuriickweisung einer Anmeldung wegen fehlen-
der Erfindungshdhe, wenn sie lediglich mit dem Hinweis auf mehr oder we-
niger zahlreiche Entgegenhaltungen gestiitzt wird, ohne aufzuzeigen, inwie-
weit die Entgegenhaltungen einen Hinweis in Richtung auf die Erfindung
gegeben haben und ohne die Relevanz der Beweisanzeichen konkret zu wi-
derlegen, wenig verfahrensméfligen Aufwand und ebensowenig technisch-
juristische Begriindungsbemiihungen fiir die Abfassung der Entscheidung
gefordert. Wenn sich ein Priifer oder Richter auf seine Uberzeugung beruft,
eine Erfindung sei naheliegend, so ist dies, wie oben gezeigt, im Anmeldever-
fahren praktisch nicht zu widerlegen. Eine solche Entscheidung ist folglich
duBerst "prozeBokonomisch" und dazu rechtsmittelsicher.

In der Praxis fiihrt dies dazu, daB3 in vielen Beschliissen Patentierungshinder-
nisse, flir deren Nachweis eine Beweisaufnahme erforderlich wére, "dahinge-
stellt bleiben" oder "offen gelassen" werden, weil "jedenfalls auch die Erfin-
dungshohe fehlt". Dies betrifft Einwidnde der offenkundigen Vorbenutzung
ebenso wie das angebliche Nichtfunktionieren der Erfindung oder die man-
gelnde Offenbarung. Dabei ist es unerheblich, ob derartige Einwédnde im Ein-
spruchsverfahren ernsthaft oder nur zum Schein erhoben werden, sie erh6hen
in beiden Féllen die Chancen fiir eine Zuriickweisung wegen fehlender Erfin-
dungshohe mehr als jedes Ausgraben einer russischen oder japanischen Ent-
gegenhaltung - und sie ersparen dem Einsprechenden eine aufwendige techni-
sche Diskussion: er muB3 den jeweiligen Einwand gerade ausreichend substan-
titeren, um Priifer oder Senat aufgrund der Amtsmaxime Anlafl zu Ermittlun-
gen zu geben, die sich aber eriibrigen, wenn man den "naheliegenden" Weg
der Zuriickweisung tliber die fehlende Erfindungshohe geht. Es 148t sich nur
schwer beurteilen, ob Priifern und Richtern diese auf Anmelderseite allge-
mein bekannte (und zum Teil heftig beklagte) 25) Praxis bewuBt ist. Es be-
darf aber nicht viel Phantasie sich auszumalen, welche Uberwindung es kos-
ten muB}, als Priifer oder Richter das Vorliegen von Erfindungshéhe vorbe-
haltlos zu bejahen, wenn eine Beweisaufnahme wegen angeblicher offenkun-
diger Vorbenutzung die unausbleibliche Folge ist. Der Anteil der Zuriickwei-
sungen, die "ersatzweise" wegen Naheliegens erfolgen, kann daher nicht ein-
mal anndhernd geschitzt werden 26).

Diese Situation ist eine direkte Folge der oben beschriebenen und weit ver-
breiteten vollig freien Schitzung des Naheliegens und ein weiterer Grund fiir
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den dringenden Ruf nach einer Anderung der Priifmethode fiir Erfindungshé-
he, oder besser dieser Priifmethode 27).

IV. Die vom Bundesgerichtshof praktizierte Priifmethode fiir Erfindungsh6he

Trotz der wenigen Rechtsbeschwerdeentscheidungen, in denen der Bundes-
gerichtshof zur Priifmethode der Erfindungshdhe, d.h. zur Begriindung von
Beschliissen des Bundespatentgerichts Gelegenheit hatte Stellung zu nehmen,
bedarf es keineswegs besonderer Anstrengungen, um die Auffassung des
hochsten deutschen Gerichts zu diesem fiir eine Patentanmeldung duBerst
wichtigen Problem in Erfahrung zu bringen. Insbesondere die zahlreichen
Berufungsurteile in Nichtigkeitssachen 28), aber auch Revisionsurteile in
Gebrauchsmustersachen 29) oder bei Patenten, wenn es um die Schutzfahig-
keit z. B. einer Teilkombination geht 30), sind beziiglich der Priifung der Er-
findungshohe beispielhaft 31). In den Begriindungen dieser Entscheidungen
ist nachzulesen, dafl der Bundesgerichtshof bei der Beurteilung des erfinderi-
schen Schritts die Beweisanzeichen bewertet und dal} er sich nicht erst, nach
dem er eine Entscheidung fiir oder gegen das Naheliegen gefillt hat, sich der
Indizien annimmt 32). Das Urteil iiber das Vorliegen von Erfindungshohe
steht daher beim Bundesgerichtshof am Ende der Beweisanzeichenpriifung.
Anmelder, die im Erteilungsverfahren auf diese Rechtsprechung des Patent-
senats des Bundesgerichtshofs hinweisen, ernten in der tdglichen Praxis hiu-
fig ungldubiges Kopfschiitteln und manchmal sogar offene Ablehnung, wor-
aus geschlossen werden kann, dafl der Bundesgerichtshof gerade diejenigen
nicht erreicht, fiir die seine Urteile - zumindest auch - gedacht sind.

Bevor die Auffassung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs an einem
konkreten Beispiel dargestellt wird, seien folgende Bemerkungen vorange-
stellt. Zwar sehen weder das Patentgesetz noch die Anmeldebestimmungen
eine bestimmte Reihenfolge bei der Priifung auf Erfindungshohe vor, aber aus
logischen Griinden ergibt sich bereits, dal man das Naheliegen einer Erfin-
dung, das gemiBl § 2 a PatG am Malistab des Durchschnittsfachmanns zu
messen ist, nicht bejahen kann, wenn man nicht vorher zumindest definiert
hat, welcher Durchschnittsfachmann iiberhaupt in Frage kommt 33), oder
wenn man nicht zumindest festgestellt hat, welche Aufgabe man der Anmel-
dung entnimmt 34) . Auch hierzu wire eine ausdriickliche Stellungnahme des
Bundesgerichtshofs sehr hilfreich, obwohl der richtige Aufbau einer Ent-
scheidung zur Patentfdhigkeit, wie bereits erwédhnt, den Urteilen des Bundes-
gerichtshofs in Nichtigkeitssachen zu entnehmen ist. Anzumerken ist weiter-
hin, daB3 die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts eher eine objektive,
d. h. unter Beriicksichtigung von Beweisanzeichen gefundene Beurteilung der
Erfindungshohe zu praktizieren scheinen 35), selbst wenn auch hier der Bun-
desgerichtshof gelegentlich eine Spur erfinderfreundlicher ist 36).
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Da die Entscheidungen in Beschwerdesachen aber ungleich zahlreicher sind
als die in Nichtigkeitssachen, soll als anschauliches Beispiel eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs in einer Rechtsbeschwerdesache herangezogen
werden, die leider, soweit ersichtlich, nicht veroéffentlicht worden ist 37). Die
Griinde des Bundesgerichtshofs sollen daher im Folgenden ausfiihrlich zitiert
werden.

Die Erfindung betraf ein "Verfahren und eine Maschine zum Aufladen, hori-
zontalen Verteilen und Pressen von landwirtschaftlichen Giitern". Im Ein-
spruchsverfahren wurden die Anspriiche in gednderter Fassung zunichst vom
Patentamt erteilt, die Patentfdhigkeit dann aber auf Beschwerde des Einspre-
chenden vom X. Senat des Bundespatentgerichts verneint.

Die vom Bundesgerichtshof ausfiihrlich referierte Entscheidung des Bundes-
patentgerichts weist hinsichtlich der Beweisanzeichen zwei Besonderheiten
auf. Einmal findet sich dort der bereits oben angesprochene "zweistufige"
Aufbau: zuerst eine Abhandlung der Erfindungshohe anhand der technischen
Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik mit dem Ergebnis "nahelie-
gend", anschlieBend, in einem besonderen Abschnitt unter einer besonderen
Ziff. V 38) die Abhandlung der Beweisanzeichen, deren

"Erorterung sich... als nicht entscheidungserheblich eriibrigt, wenn
das Patent schon aus den angefiihrten Griinden versagt werden muf3."

Die zweite Besonderheit in den Entscheidungsgriinden des Bundespatentge-
richts ist die Rechtfertigung fiir die Nichtbehandlung der Beweisanzeichen.
Das Bundespatentgericht bezieht sich hier auf die oben dargestellte Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu den Rechtsbeschwerden nach § 41 p
Abs. 3 Ziff. 5 und kommt zu der liberraschenden SchluB3folgerung: Die Aus-
filhrungen des Anmelders zur Erfindungshéhe seien dahin zu wiirdigen, daf3
damit lediglich einzelne Teilelemente des Gesamtfragenkomplexes der Erfin-
dungshohe vorgetragen worden seien. Beweisanzeichen diirften nicht als
selbstandige Verteidigungsmittel angesehen werden, weil sie nur einen Tatbe-
stand umfafiten, der fiir sich allein nicht rechtsbegriindend sei.

Der betreffende Senat des Bundespatentgerichts beruft sich also auf Ausfiih-
rungen, die aufgrund einer ganz besonderen prozessualen Konstellation ge-
macht worden sind, in der sich der Bundesgerichtshof gerade gehindert sieht,
sich mit den Voraussetzungen der Erfindungshohe zu befassen 39). Eine gro-
bere Verkennung der rechtlichen Zusammenhédnge der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist wohl kaum denkbar 40), und es ist nicht auszuschlie-
Ben, daB hier einer der Hauptgriinde fiir das kritisierte Priifungsvorgehen
liegt, das bei den Anmeldern den Eindruck einer geradezu feindseligen Ein-
stellung gegeniiber Patenten hervorruft.

sty

BARDEHLE
PAGENBERG
DOST
ALTENBURG
GEISSLER

10



Der Bundesgerichtshof hatte daher geniigend Anlaf3, sich der Sache anzu-
nehmen 41), und er tat es mit aller Deutlichkeit, wie die folgenden Zitate zei-
gen 42):

"Der Beschwerdesenat hat in den Abschnitten I, II und III der Griinde des
angefochtenen Beschlusses zunéchst dargelegt, dal der mit der Konstruktion
von landwirtschaftlichen Ladegerdten befafite Fachmann aufgrund seines all-
gemeinen Fachwissens in der Lage ist, zu der erfindungsgemiflen Losung
dieser Aufgabe zu gelangen. Er hat damit bei Beurteilung der Erfindungshéhe
die angemeldete Erfindung ausschlieBlich im Vergleich zu dem vorbekannten
Stand der Technik betrachtet und daraus hergeleitet, dal der Fachmann keine
besonderen Schwierigkeiten zu iiberwinden gehabt habe, die mit der Anmel-
dung vorgeschlagene Losung zu finden, weil sie durch den in seiner Gesamt-
heit zu beriicksichtigenden Stand der Technik nahegelegt worden sei. Der
Beschwerdesenat ist dann jedoch nochmals auf die Frage der Erfindungshdhe
eingegangen und hat in dem gesonderten Abschnitt V. der Griinde des ange-
fochtenen Beschlusses zu den vom Anmelder behaupteten Beweisanzeichen
fiir das Vorliegen der Erfindungshéhe Stellung genommen.

Die vom Beschwerdesenat an anderer Stelle erorterten Beweisanzeichen fiir
das Vorliegen der Erfindungshohe geben jedoch Anhaltspunkte fiir die Beur-
teilung einer Erfindung als einer schopferischen Leistung auf dem Gebiet der
Technik insbesondere deshalb, weil sie auf Schwierigkeiten hindeuten, die
der vorgeschlagenen Losung entgegenstanden und die nicht ohne weiteres mit
dem Fachwissen und den Fachkenntnissen des durchschnittlichen Fachmanns
zu iiberwinden waren, so dall die vorgeschlagene Losung also gerade nicht
nahelag (vgl. Benkard, Patentgesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 72). Daraus folgt, daf3
die Ausfiihrungen des Beschwerdesenats zu den vom Anmelder behaupteten
Beweisanzeichen die vorangestellten Erwdgungen ergénzen und zusammen
mit diesen die vollstindige Begriindung zu dem Komplex der Erfindungshdhe
darstellen sollten.

Die im Abschnitt V. der Griinde des angefochtenen Beschlusses im Zusam-
menhang mit den vom Anmelder behaupteten Beweisanzeichen erfolgten
Ausfiihrungen des Beschwerdesenats sind in sich widerspriichlich und lassen
zu einem Teil einen Zusammenhang mit der iibrigen Begriindung des Be-
schlusses nicht erkennen.

Der Beschwerdesenat hat eingangs seiner Erwégungen zu den vom Anmelder
vorgetragenen Beweisanzeichen zutreffend hervorgehoben, dall ein mit der
Erfindung erreichter erheblicher technischer Fortschritt allein nicht geeignet
sei, die Erfindungshohe zu begriinden. Gleichzeitig hat er jedoch ausgefiihrt,
es konne "nach den obigen Ausfiithrungen" nicht die Rede davon sein, daB3 die
Technik trotz vorhandenen Bediirfnisses in langer Zeit die mit der Anmel-
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dung offenbarte Losung nicht gefunden habe. Damit hat der Beschwerdesenat
ausdriicklich ein weiteres Beweisanzeichen angesprochen. Er hat aulerdem
im Zusammenhang mit der Erorterung des Standes der Technik auf Bedenken
der Fachwelt gegen ein Beladen landwirtschaftlicher Wagen von unten hin-
gewiesen und zu diesem anderen Beweisanzeichen ausgefiihrt, daf3 es sich nur
um rein theoretische Bedenken gehandelt habe, die durch Versuche hitten
ausgerdumt werden konnen. SchlieBlich hat er noch weitere vom Anmelder
vorgetragene Beweisanzeichen erwéhnt, ohne jedoch anzugeben, um welche
Beweisanzeichen es sich dabei handelt.

Die Ausfithrungen des Beschwerdesenats zu dem ausdriicklich angesproche-
nen Gesichtspunkt des lange bestehenden, jedoch unbefriedigend geldsten
Bediirfnisses lassen iiberdies den Zusammenhang mit den vorangehenden
Erwdgungen zur Erfindungshdhe nicht erkennen.

Ausflihrungen iiber das hierbei wesentliche Zeitmoment fehlen; es fehlen
insbesondere Feststellungen dariiber, ob die tatsdchlichen Umsténde, aus de-
nen sich dieses Beweisanzeichen ergibt, tatséchlich vorliegen oder nicht. Dies
gilt auch fiir die vom Beschwerdesenat erwidhnten und nicht ndher bezeichne-
ten weiteren Beweisanzeichen. Da hierzu nur ausgefiihrt wird, daf3 sich eine
ausdriickliche Erorterung dieser Beweisanzeichen eriibrige, kann den Griin-
den des angefochtenen Beschlusses auch nicht mit Sicherheit entnommen
werden, ob diese Beweisanzeichen bei der vom Beschwerdesenat fiir erfor-
derlich gehaltenen Abwégung der fiir und gegen das Vorliegen der Erfin-
dungshohe sprechenden Anhaltspunkte Beriicksichtigung gefunden haben.
Die insoweit gebotene Klarstellung kann nicht durch einen Hinweis auf die
Rechtsprechung des Senats ersetzt werden, nach der ein Fehlen von Griinden
zu einzelnen Beweisanzeigen die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht
eroffnet.

Da nach allem der angefochtene Beschlufl insgesamt nicht erkennen 14Bt,
welche Griinde fiir die Verneinung der Erfindungshohe schlieBlich den Aus-
schlag gegeben haben, ist er im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG "nicht mit
Griinden versehen".

Eine einheitliche Beachtung dieser Grundsétze durch die Priifungs- und Be-
schwerde-Instanzen konnte erheblich dazu beitragen, die weit verbreitete Ent-
tauschung der Anmelder abzubauen.

Nun wire allerdings eine Verallgemeinerung der negativen Erfahrungen
falsch. Positive Entscheidungen des Bundespatentgerichts, d.h. solche, die
eine wirklichkeitsnahe Priifmethode praktizieren, existieren durchaus, So
wird in einer Entscheidung des 9. Senats vom 18. September 1974 43) die
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hochstrichterliche Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesge-
richtshofs zur Priifung auf Erfindungshéhe zustimmend zitiert und ausdriick-
lich vor einer Fehlbewertung von im Nachhinein einfach erscheinenden Lo-
sungen gewarnt. Der Senat weist mit aller Deutlichkeit auf die Krux des Prii-
fungsverfahrens hin, ndmlich daf} es fiir Priifer und Richter

"im allgemeinen schwer ist, die einmal (aufgrund der Anmeldung) er-
langte Kenntnis bei der Beurteilung eines Sachverhalts im Geiste wie-
der auszuschalten"

und daf3

"eine subjektive Schdtzung iiber die Erfindungshéhe zu unterbleiben
hat... Es ist besonders sorgfiltig zu priifen, ob ein solches Fachwissen
tatsdchlich und auch schon am Anmeldetag vorhanden war. Ferner ist
darzutun, welche spezielle Fachkunde patenthindernd entgegenstehen
soll, d.h. woher welche (im Einzelnen nach Art und Anwendung ndher
zu bezeichnenden) Gegenstinde bzw. Mafinahmen dem in Frage ste-
henden Durchschnittsfachmann allgemein bekannt sein sollen.

Dies hat in erhéhtem Mafe dann zu gelten, wenn - wie hier verhdlt-
nismdafig ,einfach erscheinende' technische Sachverhalte als Erfin-
dung beansprucht sind... Gerade in derartigen Fillen wurde nicht sel-
ten die Verneinung der Patentwiirdigkeit mit auf dem allgemeinen
Fachwissen beruhenden Argumenten, die in Wahrheit meist nur einfa-
che Behauptungen darstellten, begriindet, wobei sogar der Trugschluf3
mafigebend gewesen sein mag, eine einfacher erscheinende Begriin-
dung sei die richtigere.”

In einer Entscheidung des 15. Senats wird die unzureichende Auseinanderset-
zung mit den Beweisanzeichen durch die Priifungsstelle geriigt:

"Die Priifungsstelle hitte der Anmelderin zumindest mitteilen miissen,
inwiefern der geltend gemachte iiberraschende technische Effekt im
vorliegenden Fall die Erfindungshohe des Anmeldungsgegenstands
nicht begriinden kann" 44) .

Diese Ausfithrungen entsprechen in vollem Umfang der standigen Praxis des
Bundesgerichtshofs 45).
Auch Schulte, Richter am Bundespatentgericht, hat in einem 1976 erschiene-
nen Aufsatz eine sehr anschauliche Darstellung der Priifmethode fiir Erfin-
dungshdhe gegeben 46) .
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Das dort beschriebene Beispiel einer "Kernbremse", dessen Patentfdhigkeit
aufgrund der Beweisanzeichen "starkes Bediirfnis", "langer Zeitraum", "ande-
re Losungswege" (Vorurteil), "erheblicher technischer Fortschritt" bejaht
worden war, wurde zunidchst vom Patentamt als naheliegend angesehen. Die
Elemente der vorgeschlagenen Losung - die "Bremse" sollte durch Verwen-
dung geschdumten, festen Kunststoffs erreicht werden -, seien bereits bekannt
gewesen: Geschdumter Kunststoff gehorte zum Stand der Technik, und elasti-
sche Materialien waren bereits vorher fiir die Kernbremse verwendet worden,
namlich Gummi, Kork, Werg usw. Nach der Art der oben 47) zitierten Be-
griindungen hitte aufgrund dieses Standes der Technik die Priifung hier ge-
endet, denn die "unmittelbaren Umstidnde" waren sicherlich geeignet, das
Urteil "naheliegend" zu begriinden. Man hitte sogar auf ein "bewihrtes" ne-
gatives Beweisanzeichen zuriickgreifen konnen, weil es sich hier ja um nichts
anderes als einen "bloBen Materialaustausch" handelte 48) .

Nicht so in dem von Schulze referierten Beispielsfall. Schulze zeigt auf, daB,
solange Beweisanzeichen nicht nachgewiesen sind, ein negatives Priifungser-
gebnis sicherlich begriindbar ist. Sobald aber Beweisanzeichen festgestellt
sind, sind diese von Anfang an in die Priifung mit einzubeziehen. Es war er-
wiesen, da3 das Problem, das doch lediglich in dem scheinbar nur kleinen
Schritt des Zusammenfiigens der beiden bekannten Elemente a) elastisches
Material und b) geschdumter Kunststoff bestand, die Fachwelt iiber lange Zeit
beschiftigt hatte und man sich mit nachteiligen Losungen zufrieden gab.
Auch im Einspruchsverfahren konnte diese Beurteilung nicht erschiittert wer-
den, weil keine neuen Entgegenhaltungen gefunden worden waren. Erst im
Nichtigkeitsverfahren, wo eine italienische Patentschrift vorgelegt wurde, die
"Schaumgummi" statt festen geschdumten Kunststoff vorgeschlagen hatte,
kam es zur Vernichtung des Patents. Und Schulze legt hier im einzelnen dar,
warum dadurch auch die Indizien an Beweiskraft verlieren und wie dies zu
begriinden ist: Die Versuche in "anderer" Richtung entfielen, der technische
Fortschritt wurde auch vom Schaumgummi erreicht, das Bediirfnis war durch
die italienische Losung ebenfalls gestillt und der "erhebliche Zeitraum"
sprach nun, ebenso wie sdmtliche iibrigen Anzeichen, fiir die Patentfahigkeit
des (friiheren) italienischen Patents und nicht mehr fiir diejenige der jiingeren
deutschen Erfindung 49) .

Auch andere Stimmen aus den Reihen des Bundespatentgerichts wie Bos-
sung50) und Schulte51) befiirworten mit Nachdruck eine Berticksichtigung
der Beweisanzeichen bei, nicht nach der Priifung auf Erfindungshohe. Fiir
den Anmelder bleibt die Diskrepanz zur Praxis vieler Senate des Bundespa-
tentgerichts um so unverstandlicher.

V. Hoffnung auf ein Eingreifen des Bundesgerichtshofs
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Die obigen Ausfiihrungen sollen nicht dariiber hinwegtiuschen, da3 auch
nach der "BGH-Methode" die konkrete Entscheidungsfindung Schwierigkei-
ten bereiten kann und ein Abwigen der gefundenen Entgegenhaltungen mit
den nachgewiesenen Indizien keineswegs immer zugunsten des Anmelders
ausgehen muB. So ist zu Recht darauf hingewiesen worden, daf3 auch einige
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs noch Wiinsche offen lassen, ndmlich
in bezug auf eine stirkere Gleichbewertung von technischen und "Umfeld"-
Tatsachen 52) . Dieser Punkt ist aber erst dann beachtenswert, wenn eine
gleichzeitige Bewertung erst einmal bejaht wird. Und hier stellen die aufge-
zeigten Beispiele aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie der
ihm folgenden Senate des Bundespatentgerichts den einzig brauchbaren Aus-
gangspunkt dar, der eine objektive Beurteilung der Patentfdhigkeit im An-
melde- und Nichtigkeitsverfahren gewdhrleistet. Wie aber kommen wir zu
einer einheitlichen Anwendung dieser Grundsitze durch die unteren Instan-
zen?

Eine Fotokopie der zitierten Entscheidungsgriinde des Bundesgerichtshofs als
Anlage zu Beschwerdeschriftsdtzen wiirde sicherlich nur in Einzelfdllen Er-
folg versprechen. Weit wirkungsvoller ist zweifellos eine Rechtsbeschwerde-
entscheidung des Bundesgerichtshofs, die leitsatzartig die Anforderungen an
die Priifungsmethode des Bundespatentgerichts (und damit auch des Deut-
schen Patentamts) vorschreibt. Nun wird eine zugelassene Rechtsbeschwerde
eines Senats, der den Beweisanzeichen aufgeschlossen gegeniibersteht, dem
Bundesgerichtshof kaum Gelegenheit geben, bestimmte Leitsitze aufzustel-
len, weil eine Rechtsmittelentscheidung im allgemeinen gerade nicht in einer
Belobigung der unteren Instanz besteht, dal diese eine vorbildliche Entschei-
dung erlassen habe. Da andererseits von den "anderen" Senaten, die der
"zweistufigen" Priifungsmethode anhingen, nicht ohne weiteres erwartet
werden kann, daf3 diese deswegen eine Rechtsbeschwerde zulassen, bleibt nur
der Appell an den Patentsenat des Bundesgerichtshofs, eine besonders geeig-
nete Rechtsbeschwerde analog des oben geschilderten Falls und eventuell in
grof3ziigiger Auslegung des § 41 p Abs. 3 Ziff. 5 zur Entscheidung anzuneh-
men und eindeutig formulierte Hinweise fiir die Durchfiihrung der Priifung
auf Erfindungshohe durch das Bundespatentgericht (und damit auch durch
das Deutsche Patentamt) zu geben. Als Vorbild mag hier auf die Entschei-
dung des amerikanischen Supreme Court verwiesen werden, dessen Entschei-
dung im Fall Graham 53) noch immer als Priifungsleitlinie des amerikani-
schen Patentamts dient 54) , weil dort detailliert die einzelnen Schritte der
Priifung erldutert wurde.

VI. Formulierung und Priifung der Aufgabe ohne technischen Fortschritt
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Im Zusammenhang mit den obigen Uberlegungen ist noch kurz auf die Frage
einzugehen, wie in Zukunft die erfinderische Aufgabenstellung ohne das Er-
fordernis des technischen Fortschritts 55) vom Anmelder formuliert und von
den Priifungsinstanzen zu behandeln ist. Es wurde bereits an anderer Stelle
darauf hingewiesen, dal die in der fritheren deutschen Praxis gehandhabte
Gleichstellung von Aufgabenformulierung und technischem Fortschritt kei-
neswegs zwingend ist und fiir den Fall, dafl ein technischer Fortschritt im
Priifungsverfahren noch nicht erkennbar ist, die Formulierung der Aufgaben-
stellung auch ohne den technischen Fortschritt mdglich ist 56) .

Nach neuem Recht bietet sich folgender Aufbau fiir die Erfindungsbeschrei-
bung an. Nach der Darstellung des Standes der Technik und der Nachteile der
bisher bekannten Losungen wird wie bisher der Ansatzpunkt des Erfinders
beschrieben, das Ziel, das er sich gesetzt hat, d. h. nach patentrechtlichen
Begriffen die "technische Aufgabe". Hiufig ergibt sich diese bereits aufgrund
der Fehler und Unzulinglichkeiten des Standes der Technik unmittelbar fiir
den Fachmann, so daB es hierzu keiner weiteren Ausfiihrungen bedarf. Auf-
grund des Wegfalls des technischen Fortschritts als Erfordernis der Patentfa-
higkeit ist es in Zukunft allerdings nicht mehr zwingend, da3 der Erfinder
Fehler und Unzuldnglichkeiten hat abstellen wollen, um damit einen techni-
schen Fortschritt zu erzielen, die technische Aufgabe kann sich vielmehr dar-
auf beschrianken, eine gegeniiber dem Stand der Technik andere Verfahrens-
weise oder ein anderes Produkt zu entwickeln, wobei seine Losung die glei-
chen Fehler und Unzuldnglichkeiten enthalten kann, die der Stand der Tech-
nik bereits aufwies. Seine Losung braucht nicht besser, billiger oder einfacher
57) zu sein, sie muf lediglich eine Alternative zum Stand der Technik dar-
stellen, weil es sonst bereits an der Neuheit fehlen wiirde. Insbesondere bei
chemischen Stoffen fiihrt diese Uberlegung zu der richtigen Konsequenz, daf
es geniigen mul3, wenn ein neuer Stoff beansprucht wird, ohne daf3 etwas iiber
seine bessere Verwendbarkeit offenbart oder bekannt ist. In solchen Féllen ist
auch die Frage nach der Niitzlichkeit einer neuen Verbindung unbehelflich,
da auch dieses Erfordernis, etwa im Gegensatz zum amerikanischen Recht
58) nicht im Gesetz - und auch nicht im Miinchner Ubereinkommen genannt
ist und auch nicht hinein interpretiert werden darf 59) . Die obigen Uberle-
gungen sind im Zusammenhang der kiinftigen Behandlung der Erfindungsho-
he deshalb von Bedeutung, weil nicht nur bei der Formulierung von Aufgabe
und Losung in der Patentschrift, sondern etwa auch bei der Abfassung von
Anmelderbeschwerden oder der Begriindung von Entscheidungen der Ertei-
lungsbehorden das gednderte Recht zu beachten ist. Es bietet sich daher fiir
derartige Schriftsdtze in Zukunft folgender Aufbau an.

Die Abhandlung der vom Gesetz nunmehr abschliefend aufgezihlten Vor-
aussetzungen der Patentfdhigkeit beginnt zweckmaéBigerweise mit der Neuheit
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(1), d.h. der Abgrenzung des Anspruchs 1 vom Stand der Technik. Da die aus-
filhrliche Darstellung der im Stand der Technik als nachteilig empfundenen
Losungen ohne Erlduterung der vom Erfinder erzielten Vorteile hdufig nicht
moglich sein wird, werden diese zweckméBigerweise einheitlich bei der Er-
findungshdhe behandelt. Die Schilderung des Standes der Technik kann sich
daher auf eine knappe Umschreibung des Oberbegriffs der Erfindung be-
schranken (I).

Es folgt die Darstellung der Erfindungshéhe bzw. der erfinderischen Tatigkeit
(IT) 60). Hier kann es sich ergeben, dal Aufgabe und Losung in zwei Unter-
abschnitten 1 und 2 behandelt werden, weil ja bereits die Aufgabenstellung
erfinderisch sein kann und auch bei der Liste der eventuell nachgewiesenen
Beweisanzeichen einige eher "aufgabenbezogen" 61), andere eher "l6sungs-
bezogen" sein konnen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung werden héiufig Be-
weisanzeichen noch nicht nachweisbar sein, weil einige erst durch die Auf-
nahme der Erfindung auf dem Markt sichtbar werden. Andere Anzeichen da-
gegen, wie ein lange bestehendes Bediirfnis, ein technisches Vorurteil in der
Fachwelt, die Uberwindung von Schwierigkeiten bei der Losung.

Fehlversuche von Fachleuten usw. konnen aber schon hier wertvolle Hinwei-
se geben. Im weiteren Fortgang des Priifungsverfahrens sind Ergédnzungen zu
den Beweisanzeichen, die sich aus der Verwertung der Erfindung ergeben,
jederzeit moglich. In der Praxis hat sich eine Art Checkliste bewéhrt, in der
sdmtliche vom Verfasser an anderer Stelle erlduterte Beweisanzeichen aufge-
fiihrt sind 62). Zu jedem Anzeichen werden dem Erfinder routinemafig eine
Reihe von Fragen gestellt, die das Tatsachenmaterial aufbereiten helfen, das
zum Nachweis der Beweisanzeichen erforderlich ist. Auch einem vollig uner-
fahrenen Ersterfinder fallen bei dieser Methode meist eine Reihe von Fakten
ein, die verwertbar sind. Zugleich hilft dieses "Abfragesystem" dem Anwalt,
den Hintergrund der Erfindung genauer zu erfassen, wodurch fiir ihn auch die
technischen Unterschiede der Erfindung zu vorbekannten Losungen plasti-
scher werden konnen.

Die "Aufbereitung" der Indizien geschieht am besten nach folgendem Sche-
ma.

a) Man beginnt mit der Tatbestandserfassung, d.h. der Zusammenstellung
aller fiir den Nachweis der Beweisanzeichen relevanten Fakten. Wird z. B.
ein Vorurteil behauptet, so sind hierfiir Literaturstellen anzufiihren, vergebli-
che Versuche konnen durch erfolglose Voranmeldungen nachgewiesen wer-
den oder durch auf dem Markt befindliche Artikel, die bestimmte Nachteile
aufweisen.

b) Es folgt der Nachweis der Kausalitit, wobei die gesammelten Fakten mit
der Erfindung, d.h. dem Inhalt der Anspriiche, in kausale Beziehung gesetzt
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werden. Innerhalb der Begriindung der Patentfdhigkeit geschieht dies meist
bereits im Zusammenhang mit der Aufzihlung der Beweisanzeichen unter a),
indem kurz darauf hingewiesen wird, daB3 sich z.B. das Vorurteil auf die im
kennzeichnenden Teil dargestellten Losungsmittel bezog, oder daB3 z. B. der
wirtschaftliche Erfolg genau ab dem Zeitpunkt einsetzte, als die besonderen
Verbesserungen an einem bereits vorher auf dem Markt befindlichen Artikel
angebracht worden waren. Lediglich bei einem sehr nahen oder uniibersicht-
lichen Stand der Technik und einer Vielzahl von Ldsungen, die in dieselbe
Richtung zielten, bedarf es zum Nachweis der Kausalitit im allgemeinen be-
sonderer Hinweise darauf, dafl z. B. erst die Erfindung das lange vorhandene
Bediirfnis stillte 63) oder dal3 die zu iiberwindenden Schwierigkeiten und
erheblichen finanziellen Investitionen nicht auf der mangelnden Vorbildung
des Erfinders beruhten, sondern darauf, dafl die Fachkenntnisse des Durch-
schnittsfachmann nicht ausreichten, um die Lésung zu finden.

c) Handelte es sich bei den Punkten a) und b) um die tatsdchliche Seite, so
schlieft sich daran die rechtliche Wiirdigung an, die den Beweiswert und die
rechtliche Relevanz der Indizien betrifft. Dies ist die eigentliche Doméne des
Richters, die ihm aber, wie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zeigt,
kein freies Ermessen bei der Entscheidungsfindung einrdumt, er mul viel-
mehr im einzelnen darlegen, welche spezielle Fachkunde des Durchschnitts-
fachmanns die Erfindung konkret naheliegend macht 64). Als Anmelder kann
man hierzu eventuell darlegen, ob die nachgewiesenen Indizien zu denen mit
hohem Beweiswert gehoren, wie z.B. das Bestehen eines technischen Vorur-
teils, vergebliche Versuche von Fachleuten, die Befriedigung eines lange be-
stechenden Bediirfnisses, usw. 65) und wie viele Beweisanzeichen nachge-
wiesen worden sind. Bei zwei oder drei der von der Rechtsprechung als "si-
cher" beurteilten Anzeichen bedarf es fiir die Bejahung der Erfindungshohe
keiner weiteren Begriindung mehr. Handelt es sich um eine sehr einfach er-
scheinende Losung oder gilt es, sich mit dem negativen Votum eines Sach-
verstdndigen, den Ausfiihrungen des Einsprechenden oder der Vorinstanz
auseinander zu setzen, so sollte genauer dargelegt werden, warum die Erfin-
dung dennoch eine nicht naheliegende Losung beinhaltet 66) .

Diese Regeln sollten von den Anmeldern und ihren Vertretern sorgfiltig be-
achtet werden, da die Argumentation mit Hilfe der Beweisanzeichen auch
deshalb in Verruf geraten ist, weil Anmelder hdufig meinen, es geniige die
bloBe Nennung einer Reihe von Indizien, um das Deutsche Patentamt oder
des Bundespatentgericht zu veranlassen, die Erfindungshéhe zu bejahen oder
dariiber Beweis zu erheben. Vielmehr bedarf es auch hierzu eines substanti-
ierten Vortrags, damit eine Erwdhnung in der Entscheidung erwartet werden
kann.

VII. SchluBbemerkungen
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Mit der Anpassung des deutschen Patentgesetzes an den Text des Miinchener
Ubereinkommens ist insbesondere im Bereich der Erfordernisse der Patentfi-
higkeit die gesetzgeberische Kodifikation an die Stelle des Richterrechts ge-
treten. Ziel der Annahme eines einheitlichen und im Wortlaut {ibereinstim-
menden Gesetzestextes in den meisten europdischen Léndern - auch soweit es
die nationalen Patente betrifft - ist nicht zuletzt auch die Herbeifiihrung gro-
Berer Rechtssicherheit gewesen. Zu hoffen ist, dafl dieser Zweck in Deutsch-
land nicht durch eine uneinheitliche Rechtsprechung in einem der Kernpunkte
des Priifungsverfahrens vereitelt wird.

Die Anmelder haben seit zwei Jahren zum erstenmal eine Alternative bei der
Wahl des Patentschutzes. Sie werden ihre Entscheidung nicht allein von den
Prozentzahlen der erteilten Patente abhdngig machen, (obwohl eine Bertick-
sichtigung objektiver Indizien gerade in Zweifelsfdllen wohl auch eine paten-
tierungsfreundlichere Tendenz mit sich bringt), sondern vor allem von dem
Grad der Voraussehbarkeit des Priifungsverfahrens und den Erfahrungen bei
Anhorungen und Priifergesprachen. Sollte es dem Europdischen Patentamt
gelingen, die Ankiindigung einer mittels Beweisanzeichen objektivierten
Priifmethode 67) trotz (oder wegen?) der Nationalititenvielfalt in Priifungsab-
teilungen und Beschwerdekammern zu verwirklichen, so konnte das absurde
Ergebnis eintreten, dal} ein auf die deutsche Praxis gegriindetes und am deut-
schen MafBstab der Erfindungshdhe ausgerichtetes Priifungsverfahren 68) dem
deutschen Amt den Rang ablduft. Dies wére auch deshalb bedauerlich, weil
die deutsche Praxis von einer wirklichkeitsnahen und den Erfordernissen der
Rechtssicherheit geniigenden Priifmethode keineswegs sehr weit entfernt ist,
wie die hier zusammengestellten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und
die diesen folgenden des Bundespatentgerichts zeigen. Und es soll ausdriick-
lich betont werden, dall gerade auch eine Vielzahl von Priifern des Deutschen
Patentamts, nicht nur der jiingeren, der Mit-Beriicksichtigung nicht-
technischer Indizien aufgeschlossen gegeniiberstehen 69). Was fehlt, ist eine
ausreichende Kommunikation zwischen den verschiedenen Spruchk&rpern
und eine noch konsequentere und vor allem einheitliche Anwendung der als
richtig erkannten Methode.

Die Erwartung diirfte nicht tduschen, daf3 bereits eine oder zwei erfolgreiche
Rechtsbeschwerden, die die Anforderungen an die Priifungsmethoden bei der
Erfindungshohe erldutern, eine Signalwirkung auf die Erteilungs- und Be-
schwerde-Instanzen haben werden, Langfristig wiirde dies den hierfiir sicher-
lich auch vom Bundesgerichtshof erwiinschten Erfolg haben, dafl weit weni-
ger Anlall besteht, Rechtsbeschwerden iiberhaupt einzulegen, so daB3 deren
Zahl zuriickgehen wiirde 70) . Sinnvoll wire sicherlich auch, in der Uber-
gangszeit solche Entscheidungen vom Deutschen Patentamt und Bundespa-
tentgericht zu veroffentlichen, die den Leitlinien der Bundesgerichtshofs-
Rechtsprechung nicht entsprechen; nicht zum Zwecke der Urteilsschelte, son-
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dern um eine weitestgehende Transparenz zu erreichen sowie als Mittel der
Diskussion zwischen Anmelder und Erteilungsbehorde 71).

Fiir einen Teil der interessierten Kreise sind die vorstehenden Ausfiihrungen
seit langem bekannter Stand der Technik. Dennoch stellen Anmelder téglich
fest, dall die hier zitierten "Druckschriften", d.h. die Urteile des Bundesge-
richtshofs und die ihnen folgenden Stimmen aus Rechtsprechung und Litera-
tur offenbar keineswegs zum Durchschnittswissen eines jeden Fachmanns
gehodren, denn trotz langer und intensiver Forschung und vieler Versuche der
Fachwelt besteht nach wie vor ein unbefriedigtes Bediirfnis nach einer ob-
jektiven und wirklichkeitsnahen Priifmethode. Es bedarf daher noch der U-
berwindung von Schwierigkeiten und Vorurteilen, um eine Vereinfachung,
Verbesserung und damit Verbilligung (des Anmeldeverfahrens) zu erreichen.
Aus der Sicht der Anmelder wiirde dies sicherlich als neues und unerwartetes
(?) Ergebnis und erheblicher (technischer) Fortschritt gewertet; auch der
wirtschaftliche Erfolg (fiir den Anmelder, und nicht zuletzt fiir das deutsche
Patentamt) wird sich dann von selbst einstellen. Also in Wirklichkeit doch
nur eine naheliegende Maflnahme?

*) Dr.jur, Rechtsanwalt in Miinchen

1) In der theoretischen Diskussion scheint man sich ndmlich {iber die richtige Priifmethode
durchaus einig zu sein, und zwar sowohl in den nationalen Rechtsordnungen als auch im
europdischen Bereich, vgl. im einzelnen van Benthem/Wallace, zur Beurteilung des Erfor-
dernisses der erfinderischen Tatigkeit (Erfindungshohe) im Europiischen Patenterteilungs-
verfahren, GRUR Int. 1978, 219 ; Pagenberg. Die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit im
System der europdischen Priifungsinstanzen. GRUR Int. 1978, 143, 190; Casalonga, The
Concept of Inventive Step in the European Patent Convention, 10 IIC 412 (1979).

2) Vgl. z.B. die Anmerkungen von Wenzel, Mitt. 1979, 196, und Popp, Mitt, 1979, 134 ff.

3) BPatG in Mitt. 1979, 195.

4) BPatG vom 7. 8. 1979, Az. 17 W (pat) 5/78: weitere Beispiele flir formelhafte Verneinun-
gen der Erfindungshdhe bei Liedel, Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, Koln usw.
1979, S. 200.

5) BGH vom 11.7.1974 - Az. X ZB 24/71 - Ladegerit: vgl. dazu die
Parallelentscheidung vom selben Tag in GRUR 1975, 254 Ladegerit II, vgl. dazu unten IV.
6) BGH in GRUR 1965, 416,419 Schweilelektrode - mit Anm. von Fischer.

7) Vgl. unten FufBn. 43, 44 und 46.

8) vgl. fiir den Aufbau der Urteile des BGH im Nichtigkeitsverfahren ausfiihrlich Liedel, S.
145 ff.

9) vgl. dieselbe Feststellung fiir das Nichtigkeitsverfahren bei Liedel, a.a.O., S. 232, 234,

10) BPA in BS Bl. 1959, 359, Leitsatz in GRUR 1960, 78: dhnliche Formulierungen finden
sich in zahllosen Priifungsentscheidungen des Deutschen Patentamts, in denen Beweisanzei-
chen damit abgewiegelt werden, da3 "ein Indiz fiir das Vorhandensein einer erfinderischen
Leistung.. die fehlende Erfindungseigenschaft nicht ersetzen kann" (so z, B. PA v, 4. 1. 1980
in Sachen P 15 74 399.4-22). Auch in diesen Beschliissen findet sich der zweistufige Aufbau
der Priifung auf Erfindungshdhe.

11) Eine solche Riigemdglichkeit besteht fiir das Rechtsbeschwerdeverfahren gemél § 41 p
II1 Ziff. 5 allerdings nicht. vgl. Klaka, Anm. in GRUR
1979, 47 sowie unten II.

12) Mitt. 1979, 195, oben Fulin. 4.
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13) Vgl. dazu unten Fufin, 43 die erfreulich klare Aussage des 9. Senats des BPatG sowie die
Hinweise von Schulze. unten Fufin, 46.

14) Vgl. dazu auch Schmieder, NJW 1977, 1217 f.

15) Vgl. hierzu bereits Rohl, GRUR 1966, 121 .

16) OLG Bremen, VRS 75, Bd, 48, S. 276.

17) Obwohl hierzu die frithe Rechtsprechung des RG keinesfalls so einschriankend war, vgl.

RG 108, 201, 205, wo lediglich die Geltendmachung der betreffenden Tatsachen gefordert
wurde; ebenso RG in JW 1905. 374 ., wo die Angabe der Rechtssitze, auf die die Entschei-
dung gestiitzt war. verlangt wurde; vgl. aber schon RG 109, 203 und RG 120.
400, wonach eine "blo unzureichende Begriindung nicht gemall § 551 Nr. 7 ZPO geriigt
werden" konne: aus der neueren Rechtsprechung grundlegend BGHZ 39, 333, 336 ff. =
GRUR 1963, 645; zur gleichliegenden Problematik in Warenzeichensachen vgl. auch aus-
fithrlich Engel. Mitt. 1979, 61; w, Gamm, GRUR 1977, 413 , 415 .

18) GRUR 1964 201 Elektro-Handschleifgerit.

19) BGH in GRUR 1974, 419..

20) BGH vom 10.7.1975 - X ZB 21/74 - Kompostrohgut: BGHZ 39, 333, a.a.O., 338 -
Warmpressen: BGH vom 10. 12. 1976 - X ZB 20/75 = GRUR 1977, 214 Aluminiumdraht;
BGH in GRUR 1974. 352, 353 r. Sp. - Farbfernsehsignal: zutreffend daher Hoepffner, Anm.
in GRUR 1979, 222 und Klaka, GRUR 1978, 358 , die darauf hinweisen, daf} die Rechtsbe-
schwerde kein geeignetes Mittel ist, eine (blof) unrichtig begriindete Entscheidung des Bun-
despatentgerichts umzustoflen: vgl. hierzu auch Engel, Mitt. 1979, 61, der darauf hinweist,
dal der Gesetzgeber durch diese Beschriankung ausdriicklich eine Mehrbelastung des BGH
vermeiden wollte; vgl. demgegeniiber im Strafrecht die Auslegung des § 338 Ziff. 7 StPO,
oben.

21) vgl. BGH vom 10, 12. 1976 - X ZB 20/75 - Aluminiumdraht: BGH in GRUR 1978, 423
Méhmaschine: BGH in GRUR 1977, 212 Piperazinoalkylpyrazole.

22) BGH in GRUR 1978, 423 Maihmaschine: es sei denn, es werden Ausfithrungen ge-
macht, "deren patentrechtliche Einordnung nicht mdglich ist", vgl. BGH vom 6. 12. 1979 -
Az X ZB 9/78.

23) Vgl. dazu Benkard/Loscher zu § 41 p PatG Anm. 12.

24) BGH in Mitt. 1974, 239 - SpritzguBform vgl. dazu auch Rohl, GRUR 1966, 117 : dazu
zuletzt Kral3er, Festschrift fiir Oppenhoff, GRUR 1980.

25) Einsprechende, die mit dieser Methode "Erfolg" haben, sind aufgrund eigener Erfahrun-
gen damit keineswegs gliicklich.

26) Interessant aus rechtsvergleichender Sicht mag vielleicht der Hinweis sein,' daf3 in einem
Land, das bisher ein allgemeines Einspruchsverfahren nicht kennt, ndmlich die USA, wo also
derartige Hinweise auf Patenthindernisse von dritte Seite nicht erhoben werden, "arbeitsdko-
nomische" Uberlegungen ganz im Gegensatz zu Deutschland die Bejahung der Patentféhig-
keit fordern: wenn der Priifer dort erteilt. ist das Verfahren beendet, und die Sache kann als
"erledigt" in die Statistik eingehen. Wird dagegen versagt, steht dem Anmelder das Be-
schwerdeverfahren zum Court of Customs and Patent Appeals offen, Da dieses Gericht den
Beweisanzeichen grofles Gewicht beimifit, riskiert der Priifer eine Zuriickverweisung, also
erneute Arbeit mit derselben Sache; vgl. dazu die Nachweise bei Pagenberg, Die Bedeutung
der Erfindungshohe, Koln usw. 1975, S. 49, Fulin. 259 bis 261; zum Verhéltnis der Nichtig-
keitsgriinde in der deutschen Praxis vgl. Liedel, a.a.0., S. 172 ff.

27) Ein weiterer Vergleich mit der Situation in den USA ist hier interessant. In einer viel
beachteten Rede hat Chief Judge Markey, der oberste Richter des CCPA (vgl. dazu die Erlau-
terung in FuBn. 26 u, 32) die Anwilte fiir die Unsicherheit der Rechtsprechung zur Erfin-
dungshdhe verantwortlich gemacht; da die Richter hiufig juristische Laien sind. obliegt es
den Anwilten in den USA, die anzuwendenden Rechtssétze darzulegen, und Markey fragt in
seiner Rede anklagend: "Wer ist es denn, der den Gerichten beigebracht hat, daB man Be-

sty

BARDEHLE
PAGENBERG
DOST
ALTENBURG
GEISSLER

21



weisanzeichen vollig unbeachtet lassen konne..,?": vgl. die Ausziige der Rede in 454 PTCJ
A-4

28) Vgl. z.B. BGH in Mitt. 1978, 136 - Erdolrohre: BGH vom 23. 6. 1977 Az X ZR 54/74;
ausfiihrlich zum Aufbau der Urteile in Nichtigkeitssachen Liedel, A.a.O., S. 145 ff.

29) Vgl. BGH vom 16.9. 1975 - Az, X ZR 6/73 - Dosendeckel; sowie BGH in GRUR 1971,
115,118 Lenkradbezug.

30) BGH in GRUR 1974, 715 Spreizdiibel.

31) Damit ist nicht ausgesagt, dafl die Entscheidungsfindung im Einzelfall auch immer Bei-
fall verdient, vgl. z.B. zur Gefahr der "Spekulation" iiber die Féhigkeit des Fachmanns Lie-
del, a.a.0., S. 234.

32) Vgl. BGH in Mitt. 1978, 1371. Sp. In den USA, wo der Supreme Court wegen der gerin-
gen Anzahl von Patententscheidungen weniger sach- und fachkundig ist, ist das Verhiltnis
der Berufungs- und Beschwerdeinstanz zum Revisionsgericht genau umgekehrt: der Court of
Customs and Patent Appeals (CCPA), der dem BPatG entspricht, kimpft in stdndiger Recht-
sprechung dafiir, da8 die Beweisanzeichen beriicksichtigt werden, bevor die Entscheidung
iiber Naheliegen oder Nichtnaheliegen gefallt wird (so zuletzt in einer Entscheidung v. 20.
10. 1979 Stevenson v. International Trade Commission, 460 PTCJ A - 4, wihrend der
Supreme Court eher eine "unberechenbare" Linie verfolgt, vgl. z. B. Sakraida v. Ag. Pro
GRUR Int. 1976, 442).

33) In der Entscheidung des BPatG in Mitt. 1979, 195 f. wird es aber gerade umgekehrt
gemacht; zuerst wird die fehlende Erfindungshohe festgestellt, dann der Durchschnittsfach-
mann definiert und danach die Beweisanzeichen als unbehelflich zuriickgewiesen.

34) Dies wurde z. B. vom BPatG als Vorinstanz "vergessen" in dem vom BGH entschiede-
nen Fall vom 12.10.1976.

35) Skeptisch zur Praxis in Nichtigkeitssachen Rogge in der Buchbesprechung zu Liedel,
Mitt. 1979, 200, der die von Liedel aufgezeigte Abénderungsquote des BGH von 36 % als
"deutliche Sprache" qualifiziert

36) Vgl. BGH in Mitt, 1978, 136 - Erddlrohre: BGH in Mitt. 1978, 217 - Etikettiergerat II.
beides Entscheidungen, wo der BGH sogar gegen die negative Meinung des Sachverstdndi-
gen entschieden hat: als weitere Beispiele sei hingewiesen auf BGH in GRUR 1978, 98
Schaltungsanordnung: BGH in Mitt. 1975, 117 - Rotationseinmalentwickler: BGH in GRUR
1972, 704 Wasser-Aufbereitung.

37) BGH vom 11.7.1974 - Az. X ZB 24/71: vgl. oben FuBin. 5.

38) Der BGH weist in seiner Begriindung auf die richtige formale Trennung der "zwei"
Priifungen auf Erfindungshohe ausdriicklich hin, vgl. hierzu im folgenden die Urteilsausziige.
39) Obwohl er in der Mehrzahl in der Entscheidung durchaus erkennen 148t, daf3 er das Vor-
gehen des BPatG keineswegs billigt.

40) Vgl. oben S. 768.

41) Hinzu kommt, daB3 der Streitwert immerhin 6 Mio. DM betrug.

42) Die Ausziige sind wortlich den Seiten 13 bis 17 des Originaltextes des Urteils entnom-
men, Hervorhebungen durch den Verfasser.

43) Mitt. 1975, 87 f.

44) BPatG vom 31. 10. 1979 - 15 W (pat) 105/79.

45) Positiv auch BPatG in Mitt. 1964, 190; GRUR 1979, 544 Fufnotenhinweis und
BLf.PMz 1978, 321

46) Mitt. 1976 f 32 insbes. 136/137.

47) FuBn. 3 und 4 sowie S. 767 re. Sp.

48) Vgl. BGH in GRUR 1962, 83 Einlegesohle - mit Anm. von Heine. einerseits, und RG in
GRUR 1934, 28, 30 andererseits; dazu Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshdhe, S.
255 1.

49) Vgl. zur Widerlegung der Beweisanzeichen bei der Priifung auf Erfindungshohe Pagen-
berg. GRUR Int. 1978, 201 r. Sp.
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50) Mitt. 1974, S. 148.

51) Patentgesetz 2. Aufl., zu § 2 a Rdz, 14 ff. mit zahlreichen Nachw.

52) So Liedel, a.a.0., S. 234 f.

53) GRUR Int, 1966, 441 ff.

54) Vgl. die diesbeziiglichen Ausfiihrungen des Gerichts, a.a., S. 444 1. Sp. V.

55) Vgl. die Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes iiber internationale Patentiiberein-
kommen, Abschnitt B, Art. IV, zu Nr. 1 Abs. 1 in Bl.f. PMZ 1976, 332.

56) Pagenberg, GRUR Int. 1978, 143, 196 : ebenso Preu in seinem Vortrag vor der GRUR-
Bezirksgruppe Stdwest abgedruckt in Festschrift fir Oppenhoff, GRUR 1980, 444 , 445
re.Sp.; a.A. Blumenberg/Griinecker, GRUR 1978, 63

57) So richtig van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219, 220 .

58) Vgl. 35 U.S.C. § 101 (Patentgesetz von 1952).

59) So <zutreffend fiir das insoweit {ibereinstimmende europdische Recht van
Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 220 : a.A. offenbar die Auffassung des Deutschen Pa-
tentamts. vgl. die deutsche Stellungnahme in Amtsblatt EPA 1979, 55 (e): der Verf. gibt
seine frither beildufig vertretene Meinung in GRUR Int. 1978, 196 auf, da richtigerweise
auch tiiber die gewerbliche Anwendbarkeit keine Zuriickweisung von sinnlosen Erfindungen
moglich erscheint; zugunsten einer sozialen Niitzlichkeit allerdings Preu in seinem oben,
FuBin. 59, zitierten Vortrag.

60) Nur in Ausnahmeféllen wird dann noch ein Eingehen auf die gewerbliche Anwendbar-
keit erforderlich sein (III).

61) vgl. die Zusammenstellung der Beweisanzeichen in GRUR Int. 1978, 193 ff. sowie
ausfiihrlich in Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshohe, Koln usw. 1975, S. 188 ff.

62) Vgl. die Zusammenstellung der Beweisanzeichen in GRUR Int. 1978, 193 ff. sowie
ausfiihrlich in Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshéhe, Heymanns Verlag, S. 188 ff.
63) Vgl. dazu das Beispiel von Schulzte, oben S. 772.

64) Vgl. BPatG in Mitt. 1975, 88.

65) Vgl. zum Beweiswert der Indizien Pagenberg, Die Bedeutung der Erfindungshdhe S. 263
ff.

66) Vgl. z. B. BGH vom 15.8. 1978 - X ZR 39/75; BGH vom 14.3.1978 - X ZR 18/73.

67) Van Benthem/Wallace. GRUR Int. 1978, 219, 221 f.

68) Vgl. dazu van Benthem/Wallace, GRUR Int. 1978, 219 f.; Tagungsbericht in GRUR Int.
1978, S. 243.

69) Dennoch bleiben hier fiir den Anmelder noch viele Wiinsche offen, da der Erledigungs-
zwang, unter dem der Priifer steht, sich nicht selten in formelhaften Scheinbegriindungen fiir
das angebliche Fehlen der Erfindungshohe niederschldgt; so auch die Kritik des 15. Senats
des BPatG in einem Beschlu3 vom 31.10.1979 - 15 W (pat) 10/79.

70) Rohl weist bereits in GRUR 1966, 122 darauf hin, was auch heute noch zutrifft, da3 die
sehr sorgfiltigen Begriindungen des BGH im Rechtsbeschwerdeverfahren nach § 41 p III
Ziff. 5 dem Entlastungszweck, der mit der einschrinkenden Auslegung dieser Vorschrift
verfolgt wird. an sich widersprechen.

71) Vgl. etwa in diesem Sinne die Anmerkung von Popp in Mitt. 1979, 134 {f

© Jochen Pagenberg, 1980
Erstverdffentlichung in GRUR 1980, 766-775
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